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1 Bei diesem Bericht handelt es sich urn den intematlonaien vorlauf igen PrQf ungsbericht. der von der mit der 

Intemationalen vorlaufigen PrOfung beauflragten Beharde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Qbermtttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 7 Blotter einschlieBllch dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bel; diese umfassen 

a. la (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 4 Blatter; dabei handelt es sich um 

□ Blatter m'rt der Beschreibung, Anspruchen undybder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen. undybder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behdrde zugestlmmt hat (siehe Regel 
70.1 6 und Abschnitt 607 der Venwaltungsvorschriften), 

□ Blatter, die frQhere Blatter ersetzen. die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
GrOnden nach Auffassung der Behdrde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung in der ursprQnglich eingeireichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Intemationale BQro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl der^es elektronischen 

Datentrager(s) angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll undA)der die dazugehorigen Tabellen enthait^nthaiten. 
nur in computerlesbarer Fomn, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enthait Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 


1 


□ 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


111 


□ 


Feld Nr. 


IV 


El 


Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Fetd Nr. 


Vii 


□ 


Feld Nr. 


Vill 
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Keine Ersteilung eines Gutachtens Qber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbiiche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einhertlichkeit der Erfmdung 

BegrQndete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 
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Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache bemht der Bericht auf der intemationalen Anmeidung in der Sprache, in der sle 
eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originaispraclie in die folgende Sprache, 

bei der es sich um die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden Ist: 

□ internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der intemationalen Anmeidung (nach Regel 12.4) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regein 55.2 und/oder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der intemationalen Anmeidung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 bin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als 
"ursprQnglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefOgt): 



Beschreibung, Seiten 

1-17 in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
AnsprQche, Nr. 

1-17 eingegangen am 27.09.2005 mit Schreiben vom 23.09.2005 



□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Serte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde Qber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, k6imen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 
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T-V^'-y BegrOndete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit. der erfinderischen 
pStstelfung Anwendbarkelt; Urterlagen und ErklSrungen zur StfiteSng SSS 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: AnsprQche 1-14 

Nein: AnsprQche 15-17 
Ja: Ansprijche 

Nein: AnsprQche 1-17 

Ja: AnsprQche: 1-17 
Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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Zu Punkt V 

BegrQndete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Im vorliegenden Bescheid wird auf folgende Dokumente verwiesen: 

D1 : US 5 898 077 A (TAKAHARA ICHIRO ET AL) 27. April 1999 (1999-04-27) 

D2 : US 2004/01 5007 A1 (GRASS ET AL.) 22. Januar 2004 (2004-01 -22) 

D3 : WO 89/00173 A (VELSICOL CHEMICAL CORPORATION) 12. Januar 1 989 

2. Die vorliegende Patentanmeldung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von 
Benzoesaureestem, deren Alkoxygruppen von 7 bis 13 Kolilenstoffatome aufweisen, 
durch Umsetzung von Benzoesaure mit zumindest einem Alkoiiol, der von 7 bis 13 
Kohienstoffatome aufweist, wobel das entstehende Reaktionswasser wdhrend der 
Veresterungsreaktion durch Destination mit dem im Oberschuss eingesetzten Alkohol 
aus dem Reaklionsgemisch entfemt wird, und wobei der bei der Veresterungsreaktion 
niclit umgesetzte Alkoliol nach der Veresterungsreaktion entfemt wird, dadurch 
gekennzeiclinet, dass die Umsetzung in Gegenwart einer Zinn (II) Verbindung als 
Katalysator bei einer Temperatur von 160 bis 250°C erfolgt, und dass ohne eine 
Beliandlung mit einer Base aus dem nacli der Abtrennung des nicht umgesetzten 
Alkohols verbleibenden Reaktionsgemisch der Katalysator und/oder dessen zinnhaltige 
Folgeprodukte durch eine Filtration oder durch Zentrifugiersn so weit abgetrennt werden, 
dass der Zinngehalt des Endproduktes (Filtrats) unter Img/Kg (ppm) liegt und dass als 
Alkohole Heptanole, 1-Octanol, 2-Octanol, 2-Ethylhexanol, Nonanole und/oder 
Tridecanole eingesetzt werden. Die Patentanmeldung betrifft auf manche 
Zusammensetzungen und ihre Verwendung in Farben, Lacken, Kelbstoffen oder 
Kelbstoffkomponenten oder als Viskositatserjiedriger und/oder Weichmacher fiir PVC. 

3. D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Estem wie aromatischen Saureestem, 
deren Alkoxygruppen von 7 bis 12 oder 18 Kohienstoffatome aufweisen, durch 
Umsetzung von Carbonsauren mit Alkoholen, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umsetzung in Gegenwart einer Zink/Sn Verbindung als Katalysator bei einer Temperatur 
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von 120 bis 240°C erfolgt und dass ohne Behandlung mit einer Base der Katalysator 
und/oder dessen Folgeprodukte durch eine Filtration abgetrennt werden (siehe 
Zusammenfassung und Spalten 3-5). 

4. D2 offenbart ein Verfaliren zur Herstellung von iso-ZNonylbenzoaten, durcli Umsetzung 
von Benzoesaure mit iso-/Nonanol dadurch gekennzeiclinet, dass die Umsetzung in 
Gegenwart einer Zinn/Titan/Zirkonium Verbindung als Katalysator bei einer Temperatur 
von 160 bis 270''C erfolgt. Die Verwendung von iso-Nonylbenzoaten aufweisenden 
Zusammensetzungen in Farben, Lacken, Klebstoffen oder Klebstoffkomponenten oder 
als Viskositatsemiedriger und/oder Weiclimaclier fiir PVC ist offenbart. 

5. D3 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Benzoesaureestem, deren 
Alkoxygruppen von 10 bis 12 Kolilenstoffatome aufweisen, durch Umsetzung von 

. Carbonsauren mit Alkoliolen dadurcli gel<ennzeiclinet, dass die Umsetzung in 
Gegenwart einer Zinn, Aluminium, Titan oder Zirkonium Verbindung erfolgt. Die 
Verwendung von Benzoesaureestem aufweisenden Zusammensetzungen In Farben, 
Lacken, Klebstoffen oder Klebstoffkomponenten oder als Viskositatsemiedriger und/oder 
WeichmacfnerfCir PVC ist offenbart (slehe Zusammenfassung, Selten 2 und 3 und die 
Beispieie). 

Neuheit 

6. Der Gegenstand der AnsprQche 1-14 Ist Im Sinne von Artikel 33(2) PCT neu. Ein 
Verfahren zur Herstellung von Benzoesaureestem, deren Alkoxygruppen von 7 bis 13 
Kohlenstoffatome aufweisen, durch Umsetzung von Benzoesaure mit zumindest einem 
Alkohol, der von 7 bis 13 Kohlenstoffatome aufweist, wobei das entstehende 
Reaktionswasser wahrend der Veresterungsreaktion durch Destination mit dem im 
Oberschuss eingesetzten Alkohol aus dem Reaktionsgemisch entfemt wird, und wobei 
der bei der Verestemngsreaktlon nicht umgesetzte Alkohol nach der 
Veresterungsreaktion entfemt wird, dadurch gekennzelchnet, dass die Umsetzung in 
Gegenwart einer Zinn (II) Verbindung als Katalysator bei einer Temperatur von 160 bis 
250''C erfolgt, und dass ohne eine Behandlung mit einer Base aus dem nach der 
Abtrennung des nicht umgesetzten Alkohols verbleibenden Reaktionsgemisch der 
Katalysator und/oder dessen zinnhaltige Folgeprodukte durch eine Filtration oder durch 
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Zentrifugieren so weit abgetrennt werden, dass der Zinngehalt des Endproduktes 
(Filtrats) unter 1mg/Kg (ppm) llegt. wurde im Stand der Technik nicht offenbart. 

7. Der Gegenstand der AnsprQche 1 5-1 7 ist Im SInne von Artikel 33(2) PCT nicht neu, 

D3 offenbart Benzoesaureester aufweisende Zusammensetzungen gemaB den 
Anspruchen 16-18 der vorllegenden Anmeldung und die Verwendung von 
Benzoesdureestem aufweisende Zusammensetzungen in Farben, Lacken, Klebstoffen 
Oder Klebstoffkomponenten oder als ViskositStsemiedriger und/oder Weichmacher fur 
PVC. Der Gegenstand der AnsprQche 15-17 ist daher nicht neu. 

Ein Stoffanspruch sowie eine V erwendung werden nicht dadurch neu. dass dia 
Verbindunq durch ein qeaenuber dem Sta nd der Ter.hnik evtl. aeandertes Verfahmn 
herqestellt worden ist. Die Neuheit e ines Stoffes ist nicht von einem bestimmten 
Reinheitsqrad ahhangirf 

Erfinderische T^tigkeit 

8. Der Gegenstand der AnsprQche 1-14 beruht auf keiner erfinderischen Tatigkeit im Sinne 
von Artikel 33(3) PCT. 

a. D3, das als nachstliegender Stand der Technik angesehen wird offenbart ein Verfahren 
zur Herstellung von Benzoesdureestem, deren Alkoxygruppen von 10 bis 12 
Kohlenstoffatome aufweisen, durch Umsetzung von Carbonsauren mit Alkoholen 
dadurch gekennzeichnet, dass die Umsetzung in Gegenwart einer Zinn, Aluminium, 
Titan oder Zirkonium Verbindung erfolg. Die Entfemung von Wasser und Alkohol aus 
dem Reaktionsgemlsch durch Destination ist aus D3 bekannt (siehe die Bespiele). 

b. D1 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Estem wie aromatlschen Saureestem, 
deren Alkoxygruppen von 7 bis 12 der 18 Kohlenstoffatome aufweisen, durch 
Umsetzung von Carbonsauren mit Alkoholen dadurch gekennzeichnet, dass die 
Umsetzung in Gegenwart einer Zink/Sn Verbindung als Katalysator bei einer Temperatur 
von 120 bis 240°C erfolgt, und dass ohne Behandlung mit einer Base der Katalysator 
und/oder dessen Folgeprodukte durch eine Filtration abgetrennt werden. D1 offenbart 
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(1) die einfache Abtrennunq des Katalysators durch Filtration. (2) den Verzrc ht auf die 
Zugabe einer Base be! der Abtrennung von dem uberschussigen Alkoh ol und dem 
Katalysator und (3) die hohe Reinheit des aromatischen Sauree stern. wenn man Zinn- 
Verbindunaen als Katalysato r einsetzt. 

c. Das beanspmchte Verfahren gemaB der Anspriiche 1-15 unterscheidet sich von den aus 
D3 bekannten Verfahren durch die einfache Abtrennung des Katalysa tors durch 
Filtration und (2) den Verzicht auf die Zuaabe einer Base bei der Abtrennung von dem 
Qberschiissiaen Alkohol und dem Katalysator und diese Merkmale sind aus D1 bekannt. 
Daher wQrde es der Fachmann als ubiiche Vorgehensweise ansehen, die aus D1 und 
D3 aufgefOhrten Merkmale miteinander zu kombinieren und auf diese Weise zu dem 
Verfahren gemSB den Anspruchen 1-14 zu geiangen. Eine erfinderlsche Tatigkeit kann 
daher nicht anerkannt werden. 

Zu beachtende Punkte 

9. Dokument D2 konnte beim Eintritt In die regionalen Phase, wie Beisplelsweise beim 
EPA, zu Beanstandungen fQhren. 

10. Die Merkmale, die im Anspruch 1 notwendig sind, werden in der Beschreibung als 
moglich aber nicht notwendig definiert. Dieser Widerspruch zwischen den Anspruchen 
und der Beschreibung fuhrt zu Zweifein bezuglich des Gegenstandes des 
Schutzbegehrens, weshalb die AnsprQche nicht klar sind (Artlkel 6 PCT). 

11. Die AnsprQche 1 und 7-10 entsprechen nicht den Erfordemlssen des Artikels 6 PCT, 
well der Gegenstand des Schutzbegehrens wegen der Anwendung von Klammem nicht 
klar definiert ist. 

12. Im Widerspruch zu den Erfordemlssen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden In der 
Beschreibung weder der In den Dokumenten D1-D3 offenbarte einschlaglge Stand der 
Technik noch diese Dokumente angegeben. 

1 3. Die Beschreibung wurde nicht an die AnsprQche angepasst. 



Fonnblatt PCT/Beiblatl/409 (Blatt 4) (EPA-Januar 2004) 



Print^i' 21-02-20061 (cUSJl^ 
— ? a.Z7620i^-WO ~* 

18 

Patentanspriiche; 

L Verfahren zur Herstellung von Benzoesaureestem, deren Alkoxygruppen von 7 bis 13 
Kohlmistoffatome aufweisen, durch Umsetzung von Benzoesaure mit zumindest einem 
5 Alkohol, der von 7 bis 13 Kohlenstoflatonie aufweist, wobei das entstehende 
Reaktionswasser wahrend der Veresterungsreaktion diirch Destination mit dem im 
Uberschuss eingesetzten Alkohol aus dem Reaktionsgemisch entfemt wird und der bei der 
Veresterungsreaktion nicht umgesetzte Alkohol nach der Veresterungsreaktion entfemt 
wird, 

10 dadurch gekennzeichnet, 

dass die Umsetzung in Gegenwart einer Zinn (D) Verbindnng als Katalysator bei einer 
Temperatur von 160 bis 250 erfolgt und dass ohne eine Behandlnng mit einer.Base aus 
dem nach der Abtrennung des nicht um^setzten • Alkohols verbleibenden 
Reaktionsgemisch der ICatalysator und/oder dessen zinnhaltige Folgeprodnkte durch eine 
15 Filtration od^ durch Zentrifu^^rm so weit abgetrennt wird, dass der Zinngehalt des 
Endproduktes (Filtrats) imter 1 mg/kg (ppm) liegt und dass als Alkohole Heptanole, 1- 
Octanol, 2-Octanol, 2-Ethylhexanol, Nonanole xmd/oder Tridecanole eingesetzt w^den. 

2. Verfahren nach Ansprach 1 , 
20 dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Gemisch von Alkoholen mit gleicher oder unterschiedlicher Anzahl an 
Kohlenstofifatomen eingesetzt wird. 

3. Verfehrm nach Anspmch 1 oder 2, 
25 dadurch gekennzeichnet, 

dass der nicht umgesetzte Alkohol durch Strippen, Destination oder 
Wasserdampfdestillation oder durch eine Kombination von zwei oder mehr dieser 
Verfehren entfemt wird. 

30 4. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der nicht umgesetzte Alkohol nach der Veresterungsreaktion durch eine 
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Vakumndestillation und eine ansdiliefiende Strippung mit Wasserdampf oder Stickstoff 
abgetrennt wird. 

5. Verfahren nach zumindest dnem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeicbnet, 

dass die Abtrennung des Katalysators bei einer Temperatur unterhalb von 1 60 °C erfolgt. 

6. Verfahren nach zumindest einCTi der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass aus dem Reaktionsgemisch nach Abtrennung des Alkohols der Katalysator bzw. 
dessen Folgeprodukt(e) ohne Basenbehandlung durch Filtration bei Tempoaturen unter 1 30 
abgetrennt wird/werden. 

7. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gek^mzeichnet, 

dass die wahrmd der Veresterung durch (azeotrope) Destination aus dem 
Reaktionsgemisch entferate Flussigkeitsmenge vollstandig oder teilweise mit dem 
Einsatzalkohol oder Einsatzalkoholgemisch erganzt wird. 

8. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die wahrend der Veresterung durch (azeotrope) Destination aus dem 
Reaktionsgemisch entfemte Flussigkeitsmenge teilweise zuruck gefuhrt wird, indem die 
abgetrennte Flussigkeit in eine Wasserphase und eine organische Phase getrennt wird und 
die organische Phase in die Verestoungsreaktion zuriickgefuhrt wird. 

9. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die wahrend der Veresterung durch (azeotrope) Destination aus dem 
Reaktionsgemisch abgetreimte Flussigkeitsmenge vollstandig oder teilweise erganzt wird, 
indem die abgetramte Flussigkeit in eine Wasserphase imd eine organische Phase getrennt 
wird imd die organische Phase, zusatzlich mit frischem Alkohol versetzt, in die 
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Verestenmgsreaktion zuruckgefuhrt wird. 

1 0. Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 6» 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die wahrend der Varestarung durdi die (azeotrope) Destillation aus der Reaktion 
entfemte Fliissigkeitsmenge durch fiischen Alkohoi voUstandig oder teilweise wieder 
arganzt wird* 

1 1 . Verfahren nach zumindest einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Katalysator Zinn (ITfsalze von Mono- oder Dicarbonsaiiren eingesetzt werden. 

12. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 1 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zu Beginn der Reaktion ein molares Va-haitnis von Zinn zu Benzoesaure von 10"^ zu 1 
bis 10'^ zu 1 eingestellt wird. 

13. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als Filter eine polymere oder keramische Membian, Verbundmembran oder ein 
Papierfilter eingesetzt wird. 

14. Vafahren nach zumindest einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Benzoesaure bis zu einer Saurraahl von < 0,1 mg KOH/g, bestimmt nach DIN EN 
ISO 21 14, verestert wird. 

15. Benzoesaureester aufweisende Znsammensetzung, die Isononylbenzoat aufweist, erhaltlich 
durch ein Verfahren gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 14. 

16. Zusammensetzxmg nach Anspmch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Zinngehalt des 
Produktes unter 1 m^g liegL 
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17. Verwendimg der Zusammensetzung nach dnem der AnsprOche 15 odw 16 in Farben, 
Lacken, Klebstofl^ oder KlebstofiScomponenten odw als Viskositatsemiedriger und/oder 
Wddunacher fiir PVC. 
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